BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 68/06 Verkindet am
20. Februar 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 70 688.8

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 20. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin
Dr. Kober-Dehm

BPatG 154
08.05



beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-

kenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 22. Mai 2006 aufgehoben.

Grinde

Die Bezeichnung

SCHONER WOHNEN

ist als Wortmarke fir die Waren und Dienstleistungen

.2. Farben, Firnisse, Lacke; Holzkonservierungsmittel; Beizen;
4:  Kerzen und Dochte fur Beleuchtungszwecke;

6: Schlosserwaren und Kleineisenwaren;

8.  Messerschneidewaren, Gabeln und Loffel,

9:  bespielte und unbespielte magnetische, optische, magneto-

optische, elektronische Bild-/Tontrdger und Datenspeicher,
insbesondere CD, CD-ROM, CD-i, DVD, Disketten, Video-
bander, Schallplatten und Mikrofilme je fir On- und Offline-
Betrieb; Magnetaufzeichnungstrager; Software; Datenverar-
beitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme,;

11: Beleuchtungs-, Koch-, Kiihlgerate, sanitéare Anlagen;

13: Feuerwerkskorper;

16: Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien; Drucker-

zeugnisse;



18: Leder sowie Waren daraus;

19: Holz, insbesondere Parkett, Laminat und Holzpaneele;

20: Maobel, Spiegel, Rahmen;

21: Gerate und Behélter fir Haushalt und Kiche, Glaswaren,
Porzellan und Steingut;

24: Webstoffe und Textilwaren; Bett- und Tischdecken;

27: Teppiche, FuBmatten, Matten, Tapeten;

28: Christbaumschmuck;

38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation;
Ubermittlung von Informationen an Dritte iber das Internet;
Verbreitung von Informationen uber drahtlose oder leitungs-
gebundene Netze; Content-Provider-Dienste, ndmlich Bereit-
stellung von Plattformen oder Informationen im Internet; Aus-
strahlung von Rundfunk- und (Kabel-)Fernsehprogrammen
einschliellich digitale Datenverarbeitung;

41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, insbesondere
Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Dienstleistungen eines
Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), Veroffentlichung
und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und
elektronischer Form mit redaktionellen Inhalten und teilweise
werbenden Inhalten im Off- und Online-Betrieb eines
Verlagsgeschéftes, sportliche und kulturelle Aktivitaten;

42: Designerleistung, Entwurf und Entwicklung von Computer-
Software*

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.
Die mit einem Beamten des hdheren Dienstes besetzte Markenstelle fir Klasse 41

des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss vom

22. Mai 2006 zurlckgewiesen.



Der angemeldeten Bezeichnung fehle die fir eine Eintragung als Marke erfor-
derliche Unterscheidungskraft. Sie sei sprachiblich gebildet und beschranke sich
auf eine rein beschreibende und klar verstandliche Angabe dahingehend, dass die
so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu geeignet und bestimmt
seien, das Wohnen schoner zu machen. Die in den Klassen 2, 4, 6, 8, 11, 13, 16,
18, 19, 20, 21, 24, 27 und 28 beanspruchten Waren sowie die Designerleistungen
leisteten einen unmittelbaren Beitrag zum schoneren Wohnen. In Bezug auf die in
den Klassen9 und 16 beanspruchten Waren vermittle die Bezeichnung
,SCHONER WOHNEN?* lediglich eine titelartige Inhalts- und Bestimmungsangabe.
Entsprechendes gelte fur die beanspruchten Dienstleistungen. Dass die Bezeich-
nung ,SCHONER WOHNEN* fiir die Anmelderin bereits unter der Nummer
1153 225 als durchgesetzte Marke fir ,Druckereierzeugnisse, insbesondere
Zeitschriften; Herausgabe von Zeitschriften” eingetragen sei, fihre in Bezug auf
die vorliegende Anmeldung nicht zu einer anderen Beurteilung. Der im Kollisions-
verfahren geltende Grundsatz, dass die fur bestimmte Waren bestehende gestei-
gerte Kennzeichnungskraft auch auf Waren im naheren Ahnlichkeitsbereich aus-
strahle, sei nicht auf die Schutzfahigkeitspriifung tbertragbar. Im Ubrigen komme
es fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht auf die Stel-
lung des Anmelders oder die Qualitat des Angebots an, sondern allein darauf, ob
der Verkehr darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und

Dienstleistungen sehe.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht
geltend, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ein grof3ztigiger Mal3-
stab anzulegen und dementsprechend die angemeldete Bezeichnung als hinrei-
chend unterscheidungskraftig anzusehen sei. So bedeute der Umstand, dass bei-
spielsweise Kleineisenwaren, Papierwaren, Lederwaren oder Messerschneide-
waren in einem Haushalt vorkommen kénnten, noch nicht, dass der Verkehr in
diesen Waren in erster Linie Wohndesignwaren und damit insoweit in der Bezeich-
nung ,SCHONER WOHNEN* eine beschreibende Angabe sehe. Ebenso wenig

seien Feuerwerkskorper oder Christbaumschmuck zu Wohnzwecken bestimmt. In



Bezug auf die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen sowie die Dienstleis-
tung ,Entwurf und Entwicklung von Computer-Software* scheide ein Verstandnis
als inhaltsbeschreibende Angabe schon deshalb aus, weil diese Dienstleistungen
schwerpunktmal3ig technischer Natur seien. Dies gelte auch fur die Waren ,Soft-
ware; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme*, da bei die-
sen ebenfalls die technische Funktion im Vordergrund stehe. Auch hinsichtlich der
Dienstleistungen der Klasse 41 komme ein Verstandnis als inhaltsbeschreibende
Angabe nicht in Betracht, da es fiir den Verkehr nicht naheliegend sei, dass diese
Dienstleistungen ausschlief3lich auf schéneres Wohnen ausgerichtet seien. Eben-
so wenig fehle dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft
in Bezug auf die Medienwaren der Klassen 9 und 16, da der bloRe Umstand, dass
sich Informationstrager mit einer nahezu unbegrenzten Themenvielfalt beschéfti-
gen konnten, nicht zur Verneinung der Schutzféahigkeit aller Begriffe fuhren kdnne,
die auch nur irgendwie als Themenangabe in Betracht kommen konnten. Bezug-
lich der unbespielten Datentrager scheide eine Beurteilung als inhaltsbeschreiben-

de Angabe ohnehin aus.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin nach Erérterung der Sach- und
Rechtslage das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschrank:

,2unbespielte magnetische, optische, magneto-optische, elektroni-
sche Bild-/Tontrager und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-
ROM, CD-i, DVD, Disketten, Videobander, Schallplatten und Mi-
krofilme je fir On- und Offline-Betrieb; Computerbetriebsprogram-
me; Feuerwerkskorper; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Te-

lekommunikation; Erziehung; sportliche Aktivitaten®.

Mit dieser Mal3gabe beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist auf der Grundlage des in der mind-
lichen Verhandlung eingeschrénkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
begriindet. Die angemeldete Marke ist hinsichtlich der jetzt noch beanspruchten
Waren und Dienstleistungen weder als beschreibende freihaltungsbedurftige An-
gabe gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach 8§ 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG sind solche Marken dem Registerschutz nicht
zuganglich, die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Be-
zeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. In Bezug auf die von der Anmelderin
zuletzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlt der angemeldeten
Bezeichnung die Eignung zur Merkmalsbeschreibung in diesem Sinne. Die Mar-
kenstelle ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen
in Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen, fur die die Anmelderin die
Anmeldung nunmehr zuriickgenommen hat, als Bestimmungsangabe oder als
Hinweis auf den gedanklichen Inhalt dienen kann. Bei den unbespielten Datentra-
gern scheidet ein Verstandnis als Inhaltsangabe jedoch schon begrifflich aus. Ent-
sprechendes gilt fir die ,Computerbetriebsprogramme*” und die ,Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Telekommunikation®, bei denen - wie die Anmelderin zu Recht
geltend macht - technische Funktionen im Vordergrund stehen. Auch wenn es
Feuerwerke geben mag, die (wie die von der Markenstelle genannten Tischfeuer-
werke) im Wohnbereich abgebrannt werden kdnnen, besteht der eigentliche
Zweck von Feuerwerkskérpern nicht vorrangig darin, ein schéneres Wohnen zu
ermdglichen. Dementsprechend liegt auch insoweit die Eignung der angemeldeten

Bezeichnung zur unmittelbaren Beschreibung der Bestimmung von Feuerwerks-



korpern nicht auf der Hand. Ebenso wenig ist bei den Dienstleistungen ,Erzie-
hung“ und ,sportliche Aktivitaten ein inhaltlicher Bezug zu schénerem Wohnen
ersichtlich. Insoweit steht das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer

Eintragung daher nicht entgegen.

Der angemeldeten Marke kann insoweit auch nicht die erforderliche Unterschei-
dungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Im Zusammen-
hang mit den nach der Einschréankung noch beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen ergibt die angemeldete Bezeichnung weder einen ohne weiteres auf der
Hand liegenden beschreibenden Sinngehalt noch kann ihr ein lediglich anpreisen-
der Charakter entnommen werden, so dass nicht ausgeschlossen werden kann,
dass der Verkehr das Zeichen insoweit als betrieblichen Herkunftshinweis auf-

fasst.

Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben.

Hacker Viereck Kober-Dehm
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